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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczacy)
SSN Iwona Koper

SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

w sprawie z powoédztwa J. S. Ltd. z siedzibg w Z. (Szwajcaria)
przeciwko |. G.-F.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w lzbie Cywilnej w dniu 15 stycznia 2014 r.,

skargi kasacyjnej pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 30 pazdziernika 2012 r.

1. oddala skarge kasacyjna

2. zasgdza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej
kwote 1800 =zt (tysigc osiemset) tytulem zwrotu kosztéw
postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Sad Okregowy w W. wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r. oddalit powddztwo o
ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych spétki J. S., Ltd. z
siedzibg w Z. w Szwajcarii, przeciwko I. G. — F. oraz jej powodztwo wzajemne 0
uniewaznienie wspolnotowych znakow towarowych.

Sad Okregowy ustalit, ze strony sprzedajg samochodowe odswiezacze
powietrza w formie zawieszki. Powddka w ksztatcie choinki z oznaczeniem
stownym W.-B.; pozwana takze w ksztatcie choinki, przy czym jej produkty sg
opatrywane znakiem towarowym A. A. ioznaczeniem C. A. F. i N. C. Produkty
powodki, znane na swiecie, na rynku polskim pojawity sie od 1992 r. pod niemieckag
nazwg W.-B. Ich wytgcznym dystrybutorem na tym rynku jest A. spoika
z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w S. Produkty pozwanej sg
wytwarzane wedtug wzoru przemystowego zgtoszonego dnia 17 lipca 2009 r.
i zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym pod nr [...]. Strona powodowa uzyskata
prawo do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego oraz miedzynarodowego
przestrzennego znaku towarowego.

Zdaniem Sagdu Okregowego, powodztwo wzajemne nie zastugiwato na
uwzglednienie, albowiem oba znaki posiadajg wysokg zdolnos$¢ odrdzniajgcy i sg
dobrze rozpoznawalne przez klientéw. Ponadto pozwana - powddka wzajemna nie
udowodnita, ze znaki zarejestrowane przez strone powodowg skfadajg sie
wytgcznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego.

Sad Okregowy oddalajgc powddztwo gtéwne wskazat, ze nie podziela
przekonania strony powodowej o identycznosci jej znakéw towarowych z wyglgdem
produktéw pozwanej. Majg one odmienny ksztatt (obrys, fakture, kolorystyke) oraz
opatrzone sg stownymi znakami towarowymi, ktore stanowig elementy odrozniajgce.
Podkreslit, ze samo podobienstwo koncepcyjne tych znakow nie jest wystarczajgce.
Strona powodowa nie wykazala zas, ze jest to element dystynktowny, a pozostate
elementy majg charakter tylko opisowy i sg pozbawione znaczenia dla odbioru
znakéw towarowych strony powodowej i towaréw pozwanej. Strona powodowa nie
udowodnita takze renomy znakow. Uznat zatem, Zze pozwana nie naruszyta

praw powoda z rejestracji znakow towarowych w sposob okreslony w art. 9 ust. 1a,



1b i 1c rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1) - dalej rozporzgdzenie
nr 207/2009. Sad Okregowy uznat takze, ze powodztwo nie byto uzasadnione
réwniez na gruncie art. 296 ust. 1 p.w.p. i art. 3 oraz art. 10 u.z.n k.

Na skutek apelacji jakg powdd ztozyt od wyroku oddalajgcego powddztwo
gtbwne, Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 30 pazdziernika 2012 r. zmienit
zaskarzony wyrok w czesci uwzgledniajgc powodztwo. Zakazat pozwanej dziatan
naruszajgcych prawa powoda z rejestracji znakow towarowych w sposéb wskazany
W Wyroku.

Sad Apelacyjny porownat oznaczenia towaréw wprowadzanych do obrotu
przez obie strony i nie podzielit stanowiska Sgdu Okregowego, co do braku
spetnienia przestanek ochrony opartej na tresci art. 9 ust. 1b rozporzadzenia
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Podkreslit, ze identycznos¢ towaru
nie byta miedzy stronami sporna. Stosowane natomiast przez pozwang oznaczenia
produktow, identycznych jak produkty powoda, prowadzi do tego, ze zachodzi duze
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, w tym réwniez
skojarzenia tych towaréw ze znakami towarowymi powoda. Sad Apelacyjny
stwierdzit, ze to ksztatt choinki w towarach pozwanej jest elementem dominujgcym,
co powinno mie¢ gtdbwne znaczenie przy ocenie podobienstwa oznaczenh.
Oznaczenia stowne uzywane przez strone pozwang majg znaczenie marginalne,
a prostokagtny ksztatt zawieszki, w ktérego obrysie umiejscowiony jest ksztatt
choinki, jest jedynie ttem, na ktérym widoczny jest ksztailt choinki. Uznat takze,
ze znaki towarowe powoda sg znakami renomowanymi, a zatem powodowi
przystuguje takze ochrona na podstawie art. 9 ust. 1c rozporzadzenia. W ocenie
Sadu Apelacyjnego pozwana przez wykorzystanie renomy oznaczenia powodowa
naruszyta dobre obyczaje, co w sposOb oczywisty zagrazato interesom powoda.
Istniaty zatem podstawy do uwzglednienia powddztwa w zakresie okreslonym
przez Sad Apelacyjny, takze na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zostat zaskarzony skargg kasacyjng przez
pozwang. Skarga kasacyjna zostata oparta na obu podstawach okreslonych w art.
3982 § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepiséw postepowania, skarzacy
zarzucit obraze art. 328 § 2w zw. z art. 391 § 1iart. 382 wzw. z art. 316 § 1 k.p.c.;



art. 382 w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. oraz art. 231 w zw. z art. 235 § 1 i 227 oraz art.
382 k.p.c., a w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego obraze art. 9 ust.
1b rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (dalej:
rozporzgdzenie nr 207/2009) oraz art. 9 ust. 1c tego rozporzadzenia. W oparciu o
te zarzuty skarzacy wniost o uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i w tym
zakresie przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Podstawa kasacyjna  naruszenia  przepisow  postepowania jest
nieuzasadniona. Sgd Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku wskazat
w sposob nie budzgcy watpliwosci, w jaki sposdb dokonat poréwnania znakow
towarowych powoda odnoszac je do ,oznaczenia" pozwanej. Nie budzi zatem
watpliwosci, ze porownat te znaki z produktem ( towarem) pozwanej podobnie jak
Sad Okregowy. Brat bowiem pod uwage takie wiasciwosci produktu pozwanej jak
jego ksztait, kolor i zamieszczone na nim oznaczenia stowne. Nie mozna zatem
przyja¢ takze, ze nie uwzglednit i nie oceniat ztozonego przez pozwang
egzemplarza jej produktu. Sad drugiej instancji jest zas uprawniony do dokonania
odmiennych ustalen i odmiennej niz sad pierwszej instancji oceny zgromadzonego
w sprawie materiatu dowodowego. Z tych wzgledéw nieuzasadniony byt zatem
zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1, art. 382 i art. 316 § 1 k.p.c.
Powyzsza ocena odnosi sie takze do zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c. w zw. z art.
316 § 1 k.p.c. Nieuzasadniony byt takze zarzut naruszenia art. 231 k.p.c. w zw.
zart. 235 § 1, art. 227 i art. 391 k.p.c. W ramach tego zarzutu pozwana podjeta
probe zakwestionowania stwierdzenia Sadu Apelacyjnego, Zze znaki towarowe
powoda sg znakami renomowanymi na terenie Polski. Wymaga w zwigzku z tym
podkreslenia, ze zgodnie z art. 398 § 3 k.p.c. podstawa skargi kasacyjnej nie moga
by¢ zarzuty dotyczace ustalen faktycznych lub oceny dowodéw. Strona pozwana
nie moze zatem kwestionowaé skutecznie ustalen faktycznych, ktérych sgd dokonat
stosujgc art. 321 k.p.c. Stwierdzenie za$, ze Sad drugiej instancji wadliwie ustalit,
iz znaki towarowe powoda sg znakami renomowanymi w innych krajach Unii
Europejskiej w $wietle art. 398° § 3 k.p.c. wyraznie wykracza poza granice
dopuszczalnych zarzutow kasacyjnych. Brak takze podstaw do podzielenia

stanowiska skarzgcego, ze dla stwierdzenia renomy znakéw towarowych powoda



w Polsce Sad Apelacyjny uznat wystarczajgce ustalenia na temat renomy tych
znakéw za granicg, wynikajgce z wyrokéw sgdéw zagranicznych. Z uzasadnienia
zaskarzonego wyroku wyraznie wynika, ze byt to jedynie jeden z elementow stanu
faktycznego, ktéry Sad Apelacyjny uwzglednit przy ocenie charakteru znakdéw
towarowych powoda. Sad drugiej instancji podkreslit, ze uznajgc znaki towarowe
powoda za renomowane istotne znaczenie przypisat wynikom badania opinii
publicznej przeprowadzonym w 2008 r. przez PENTOR. Podkreslit, ze z badan tych
wynika, iz 90% posiadaczy samochoddw znato produkty powoda. Uwzglednit takze
wysokosc¢ corocznych wydatkow powoda na reklame swoich produktéw. Nie mozna
przy tym podzieli¢ oceny skarzgcego, ze wyniki badan opinii publicznej, do ktorych
odwotat sie Sad Apelacyjny, byty dowodem nieistotnym z tego wzgledu,
ze dotyczyty znajomosci znaku W.-B., ktérego uzywa powaod.

Nieuzasadnione byly takze zarzuty skargi kasacyjnej przytoczone przez
skarzgcego w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego. Wymaga jednak
podkreslenia, ze zarzuty te dotyczg btednej wyktadni i niewlasciwego zastosowania
wytgcznie przepisdw rozporzadzenia nr 207/2009. Tymczasem Sad Apelacyjny
uznat zgdanie pozwu, w zakresie uwzglednionym w wyroku z dnia 30 pazdziernika
2012 r., za uzasadnione takze na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W skardze kasacyjnej nie zakwestionowano tej oceny,
co nakazywatoby uznanie wyroku za odpowiadajgcy prawu nawet w przypadku
podzielenia przez Sad Najwyzszy oceny o0 naruszeniu przepiséw rozporzgdzenia nr
207/2009. Brak jednak ku temu podstaw.

Skarzgcy zarzucit naruszenie art. 9 ust 1 lit. ¢ tego rozporzgdzenia
w zwigzku z przyjeciem przez Sad Apelacyjny, ze znaki towarowe powoda
sg znakami renomowanymi w S$wietle btednie ustalonego stanu faktycznego.
Jak juz wyzej podkreslono podstawg skargi kasacyjnej nie mogg byC¢ zarzuty
dotyczgce ustalenia faktéw. W postepowaniu kasacyjnym nie jest zatem
dopuszczalne kwestionowanie ustalen faktycznych, takze w ramach zarzutu
naruszenia prawa materialnego, w przypadku, gdy ustalenia te decydujg
o okreslonej wyktadni lub zastosowaniu przepisu prawa materialnego.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia nr 207/2009 sformutowany jako



zarzut btednej wyktadni tego przepisu jest zas w istocie zarzutem kwestionujgcym
ustalenia wskazujgce na renome znakdw towarowych powoda.

Brak z kolei podstaw do podzielenia zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b
rozporzgdzenia nr 207/2009 z uwagi na zarzucany przez skarzgcego btedny dobor
przestanek oceny podobienstwa znakoéw towarowych powoda i produktow pozwanej
oraz wadliwg ocene przestanki ryzyka wprowadzenia w btgd co do pochodzenia
produktu pozwanej. Sad Apelacyjny ocenit prawidtowo, ze w przypadku, gdy znaki
towarowe powoda zostaty skonstruowane jedynie w oparciu o charakterystyczny
ksztatt choinki, to stanowi to element odrézniajgcy, ktory nalezy bra¢ gtéwnie pod
uwage przy ocenie podobienstwa znakoéw towarowych powoda i produktow pozwane;.
Nie ulega watpliwosci, ze ksztatt choinki wykorzystywany przez pozwang jest bardzo
zblizony do wyobrazenia znaku towarowego powoda. Stwierdzenie przez Sad
Apelacyjny, ze istotne jest uwzglednienie, ktére elementy oznaczenia produktu
pozwanej majg znaczenie dominujgce, przy rozstrzyganiu o podobienstwie znakow
towarowych i produktu pozwanej, nie wskazuje na dokonanie btednej wyktadni art. 9
ust. 1 lit. b rozporzadzenia nr 207/2009. Nie oznacza to bowiem, ze Sgd Apelacyjny
nie brat pod uwage pozostatych elementdw oznaczenia produktu pozwanej.
Stwierdzenie, ze to ksztatt choinki w produkcie pozwanej jest elementem
dominujgcym zostato poprzedzone przeanalizowaniem wszystkich elementéw
oznaczenia produktu pozwanej, w tym oznaczen stownych oraz ksztattu produktu
i nie wskazuje to na btedng wyktadnie lub niewtasciwe zastosowanie tego przepisu.
W tym kontekscie prawidtowe byto rowniez stwierdzenie, ze wprowadzanie przez
pozwang do obrotu produktow, ktorych element dominujgcy w oznaczeniu produktu
jest bardzo zblizony do znaku towarowego powoda rodzi ryzyko wprowadzenia
w btgd co do pochodzenia jej produktu.

Z przyczyn wyzej wskazanych skarga kasacyjna byla pozbawiona
uzasadnionych podstaw i podlegata oddaleniu na podstawie art. 398 k.p.c.
O kosztach postepowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1
w zw. z art. 391 § 1 art. 398%! k.p.c.



